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I. Grundlage des Berichts 

^' 2S2«SI^on«^riw'?^^^^^ (ErsatzblMer. die dem Anmeldeamt auf eine 

tfnl^^^t'^.PJ^ y-^^' ^^tt" ''?''9f.^9t warden, gelten im Rahmen dieses Berictits ais "ursprunglich 
eingereiciit und sind jhm niclit beigefugt. weil sie l<eine Anderungen entlialten (Regein 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Selten 

''"''2 In der ursprunglich eingereichten Fassung 

Ansprtiche, Nr. 

""^ ^ in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlicii der Sprache: Alls vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache In der 
^n^Ji^Ter^^^^ -^^^^^9-9 wurden In dieser elngerSf.^srn" 

dngeSf S^^^^^^^^^^ ^"^^^^^^ ""^^'^^"^ - dieser Sprache 

° fiilclTRegd 2ai'(b».'^^^""^' '^'^ '^'^ ^""^""^^ "^^^ intemationalen Recherche eingereicht worden ist 

□ die Veroffentiichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

° S^SIJ (n?cL R^girSTj^ J^°a; '^^'^ ^■"<^^" <'«""ng eingerefch. 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- urid/oder Aminosaureseauenr ist dif» 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefoZlJSfden das" 

□ in der intemationalen Anmeldung In schrlftlicher Form enthalten ist.. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden Ist 

□ bei der Behorde nachtraglich in schrlftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Dte Erklarung. daS das riachtrSglich eingerelchte schriftiiche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht. wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Andemngen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Selten: 

□ AnsprOche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Beriickslchtigung (von einigen) der Andemngen eretellt worden. da diese aus den 

f IZP^^-^t?^" = u".^*^^ Auffassung der Behorde uber den OffenbanjngsgehaS h de? uSpriingnch 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). ^ ^ ui5.|jrungiicn 

b'eizufQgSiT^^'^' ^'^^'^"^en enthalten. ist unter Punia 1 hinzuweisen; sie sinddiesem Bericht 
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6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begriindete Feststellung nach Artlkel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatiakeit unri Hor 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutiung dieSer pStstell^^^^^^ ^' 



1. Feststellung 
Neuheit (N) Ja: Anspruche' 1-18 

^ Nein: Anspruche 

Erfindensche Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

^ ^, , NeIn: Anspruche 1-18 

Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-18 

Nein; Anspruche: 

2. Unteriagen und Erklarungen: 
siehe Beibfatt 



Formblatt PCT/I PEA/409 (Januar 2004) 



'INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE03/00981 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT /L^cuo/uuaoi 



zu Punlct V 

Zitierte Dokumente 

D1: EP-A-0414099 
D2: US-B 1-6248225 
D3: EP-A-0355682 
D4: DE-A-1 9849208 

Der Anspruchsgegenstand 

Die Anmeldung bezieht sich auf ein Polyurethan mit minde^tens zwei freien OH 
Gruppen, erhaltlich durch 

(i) sine erste Umsetzung einer NCO-Verbindung mit einem primaren und/oder 
sekundaren Alkanolamin. so daB die Amingruppe des AII<anolamins mit den NCO 
Gruppen unter Hamstoffbiidung reagiert, gefolgt von 

(ii) einer Addition eines cyciisclien Carbonsaureanhydrids an die OH Gruppen des 
Zwischenproduktes unter Ringoffnung des Anhydride. 

Auf der Basis der Ausfuhrungen des Anmelders wird angenommen. daB es sicli be! 
den in Anspruch 1 genannten freien OH Gruppen nicht urn die OH Gruppen einer 
Carbonsaure liandelt. Dies wiederum impliziert, daB diese OH Gruppen nicht aus der 
im Anspruch genannten Carbonsaurekomponente, sondern aus der 
Alkanolaminkompcnente resultieren mussen. Letzteres bedingt wiederum, daB das 
Carbonsaureanhydrid in dem im Anspruch genannten Verfahren in einer solchen 
Menge eingesetzt werden muB, daB nicht alle aus dem Alkanolamin stammenden OH 
Gruppen mit den COOH Gruppen der Carbonsaurekomponente reagieren. 

Neuheit (Artikel 33(2) PCT) 

D1 (Spalte 5, Zeile 12 bis Spalte 8, Zeile 8) beschreibt die Umsetzung eines 
Polyisocyanats mit einer AminoverbindwDg. ?p,d.aB eine ham^toffhaltlge Verbindung 
resultiert. Letztere wird in einer zweiten Stufe mit einem Saureanhydrid zu einer sauer 
funktionalisierten Harnstoffverbindung umgesetzt. Als Amin kann beispielsweise ein 
Amin mit anhydridreaktiven XH Gruppen venvendet werden, wobei XH beispielsweise 
fur OH steht. Die gegenuber Anhydrid reaktiven Gruppen konnen in aquimolarer IVIenge 
Oder im OberschuB zugesetzt werden. 

Urn auf der Basis dieser Offenbarung zum Anspruchsgegenstand zu gelangen. muB 
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folgende Auswahl' getroffen warden : j,,.^, . 

(i) Auswahl eines Amins mit XH Gruppen aus den in D1 offenbarten Aminen, 

(il) Auswalil einer OH Gruppe fur XH aus den in D1 fur XH genannten Einheiten. 

(iii) Auswahl eInes Uberschusses an gegenuber Anhydrid reaktiven Gruppen, so daB im 

Endprodul<t OH Gruppen verbleiben. 

In alien In D1 vorhandenen Beispielen wird eine Aminoalkoholkomponente als 
Aminkomponente eingesetzt (entspricht obiger Auswahl (i) und (11)). In keinem der 
Beispiele ist jedoch die Menge der In der nach dem ersten Reaktionsschritt erhaltenen 
Hamstoffkomponenten befindlichen OH Gruppen groBer als, die Anzahl der 
eingesetzten Sauregruppen. Somit verbleiben in dem In den Beispielen erhaltenen 
Endprodukt keine freien OH Gruppen. 

Es kann folglich geschlossen werden, daB sich in D1 kein Hinweis auf die zum Erhalt 
des Anspruchsgegenstandes erforderliche Mehrfachauswahl findet. Die Neuheit 
gegenuber D1 kann somit anerkannt werden. 

Beispiel 5 der D2 offenbart ein Polyurethanharz hergestellt durch folgende 
Reaktionsschritte: 

(1) Herstellung eines Polyisocyanat-Prapolymers mit mit Caprolactam blockierten 
Isocyanatgruppen, 

(ii) Reaktion des erhaltenen Prapolymers mit Diethanolamin und 
Aminopropyldiethanolamin. bis keine freien NCO Gmppen mehr vorhanden sind und 
(iil) Reaktion des erhaltenen Produktes mit Dimethylolpropionsaure. 

Die vorliegende Anmeldung unterscheidet sich von D2 u. a. dadurch, daB ein 
cyclisches Carbonsaureanhydrid anstelle der in D2 venwendeten 
Dimethylolpropionsaure (Reaktionsschritt (iii)) venwendet wird. 

D3 und D4 offenbaren die Herstellung eines NCO-Gruppen enthaltenden 
Polyurethanprapolymeren und die anschlieBende Umsetzung mit Alkanolaminen (Selte 
2, Zeile 25 - 37 der D3 und Seite 2. Zeile 55 - 62 der D4). Eine Weiterreaktion mit 
Carbonsaureanhydrid wird nicht offenbart. 

Die Neuheit gegenuber den Dokumenten D2 - D4 kann daher anerkannt werden. 
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Das Dokument D5 wurde nach dem Prioritatsdatum der vorllegenden Anmeldung 
veroffentlicht. Eine Diskussion dieses Dokument in der intemationalen Phase erubrigt 
sicii daher. 

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) 

Wie die vorliegende Anmeldung beschaftigt sich D3 mit der Bereitstellung von 
Fullerzusammensetzungen mit verbesserter Harte und Steinschlagfestigkeit (Seite 2. 
Zeile 1-15). D3 kann daiier als nachstliegender Stand der Technik angesehen werden. 

Die vorliegende Anmeldung unterscheidet sicli von D3 dadurph, daB eine zusatzliche 
Umsetzung mit einem Carbonsaurenanhydrid durchgefiihrt wird. Es liegt in der 
Anmeldung kein Nachweis vor, daB durch diese zusatzliche Umsetzung ein Problem in 
uberraschender Weise gegenuber D3 gelost wird. Es wird in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen. daB beziiglich des in der Anmeldung enthaltenen 
Vergleichsbeispiels keine Aussage uber die Struktur des darin eingesetzten 
Polyurethans gemacht wird und somit nicht ersichtlich ist. ob eine Produktverbessemng 
gegenuber diesem Beispiel durch den zusatzlichen Einbau des Carbonsaureanhydrids 
resultiert. Somit kann dieses Vergleichsbeispiel die oben geforderte Problemlosung 
nicht unterstutzen. Ohne Nachweis einer solchen Problemlosung mu3 ein zusatzlicher 
Verfahrensschritt jedoch als nachteilig angesehen werden, da er einen zusatzlichen 
Aufwand bedeutet. Das Erreichen eines Nachteils kann jedoch nicht zur erfinderischen 
Tatigkeit beitragen. Letztere muB daher verneint werden. 
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